Sygn. IX. GC. 672/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Krakow, 2 grudnia 2014r.

Sad Okregowy w Krakowie Wydz. IX Gospodarczy w skladzie:
sedzia SO Dariusz Pawlyszcze

protokolant st. sekr. sad. Aleksander Powroznik

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Krakowie 2 grudnia 2014r. sprawy z powodztwa K. P. i M. S. przeciwko
(...) Sp. z 0.0. w L. o zaplate 10.000,00 z}

I oddala powddztwo;
IT zasadza solidarnie od powod6w na rzecz pozwanej koszty postepowania 4.200 (cztery tysiace dwiescie) zl.

UZASADNIENIE

Powodowi wspoélnicy spotki cywilnej (oznaczani dalej takze jako uprawniony) wnieSli o zasadzenie od pozwanej
spolki z o0.0. (oznaczanej dalej takze jako naruszajacy) zasadzenia 10.000 zt tytutem wydania korzyéci z wytwarzania
kolkéw mocujacych zawierajacych wzor przemystowy uprawnionego oraz wprowadzania ich do obrotu w opakowaniu
zawierajacym wspolnotowy znak towarowy uprawnionego.

W odpowiedzi na pozew [k.57] naruszajacy wniost o oddalenie powddztwa, poniewaz:
1. kolki wytwarzane przez pozwanego nie zawieraja wzoru przemystowego uprawnionego, gdyz wg wzoru:

a) przekrdj trzonu kolka ma ksztalt czteroramiennej gwiazdy, a przekrdj kolka naruszajacego ma ksztalt
roOwnoramiennego krzyza,

b) groty kotwiace sa w jednej plaszczyznie, a kolek naruszajacego ma groty takze w plaszczyznie prostopadlej,
c) glowka kolka jest okragla, a gldbwka kolka naruszajacego jest owalna,
d) ramiona grotow sa rozwarte pod mniejszym katem niz ramiona w grotach koltkéw naruszajacego,

2. a) ze wzgledu na brak zdolno$ci odr6zniajacej uprawnionemu odmoéwiono rejestracji znaku dla kotkéw z tworzyw
sztucznych, a uprawniony uzyskal rejestracje dla innych wyrobow i ustug,

b) znak uprawnionego jest trojwymiarowy i nie moze zosta¢ naruszony dwuwymiarowym rysunkiem kolka na
opakowaniu.

Pismem z 8 pazdziernika 2014r. [k.139] uprawniony wni6st o oddalenie zarzutéw naruszajacego, poniewaz:

1. a) kolki maja przekroj o takim samym ksztalcie, ktory moze by¢ nazwany zaréwno czteroramienna gwiazda, jak
i krzyzem,

b) dodatkowy malenki grocik kotka naruszajacego w plaszczyznie prostopadlej do gléwnych grotéw jest zupelnie
niewidoczny w plaszczyznie gléwnej decydujacej o wygladzie kolka,



c) wg wzoru glowka koltka ma ksztalt elipsy, a okrag jest szczegolnym przypadkiem elipsy (gdy obydwa ogniska elipsy
pokrywaja sig),

d) minimalna r6znica kata rozwarcia nie ma znaczenia,

2. a) uprawniony uzyskal rejestracje dla reklamy i przesylania informacji, w tym obrazowej, za pomoca komputera,
a naruszajacy reklamowatl swoje kolki w internecie przy pomocy zastrzezonego oznaczenia,

b) dwuwymiarowe zdjecie lub rysunek przedmiotu tréojwymiarowego moze naruszac znak trojwymiarowy.
Sad ustalil, co nastepuje:

W dniu 12 pazdziernika 2011r. uprawniony uzyskal decyzje o rejestracji zgloszonego 20 sierpnia 2010r. wzoru
przemystowego "kolek mocujacy” [k.25], ktorego opis ochronny wskazywal jako cechy istotne (tj. wyrdzniajace wzor
od innych znanych wzoréw): dostosowanie do mocownia réznych materialéw do réznych podlozy, wykonanie z
materialu odpornego na zmiany atmosferyczne i promieniowanie UV oraz kolorystyka umozliwiajaca dostosowanie
do kolorystyki mocowanego materialu. Wzor zostal zgloszony w 4 odmianach r6zniacych sie liczba grotéw: od jednego
do czterech - wszystkie zawsze w jednej plaszczyZnie. Wg opisu przekrdj trzonka ma ksztalt czteroramiennej gwiazdy.
Gloéwka ma ksztalt elipsy. Kat rozwarcia ramion grotow nie zostal w opisie wspomniany.

Uprawniony zglosil do Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) tréjwymiarowy znak towarowy
przedstawiajacy kolek taki jak w opisanym wyzej wzorze przemyslowym (w odmianie z 3 grotami). Pismem z
19 sierpnia 2011r. [k.92] OHIM zawiadomil uprawnionego, iz w odniesieniu do "wyrobéw z tworzyw sztucznych
i kotkéw z tworzyw sztucznych" znak pozbawiony jest charakteru odro6zniajacego. Uprawniony w wyznaczonym
dwumiesiecznym terminie nie ustosunkowal sie i decyzja z 2 listopada 2011r. [k.9o] OHIM odmoéwil rejestracji w
zakresie "wyrobow z tworzyw sztucznych; kotkow z tworzyw sztucznych" (czesé dziatu (...) klasyfikacji nicejskiej) oraz
"prezentowania towarow z tworzyw sztucznych i oferowania ich na portalach" (czes$¢ dziatu (...) klasyfikacji nicejskie;j).
Ta samg decyzja OHIM zarejestrowal znak dla pozostalych zgloszonych towaréow i ustug z dziatu (...) klasyfikacji
nicejskiej oraz dla dziatu (...).

Uprawniony sprzedawal swoje kolki (zal. 7¢) m.in. sieci (...). Nastepnie w sklepach tej sieci pojawily sie kotki
wytwarzane przez pozwanego i sprzedawane pod oznaczeniem (...) (zal. 7a). Ponadto pozwany - m.in. na portalu (...)
- oferowal te same kotki pod wlasna nazwa (zal. 7b). Wg uprawnionego oznaczenie (...) jest tzw. marka wlasna (...),
aczkolwiek na opakowaniu jako podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu jest wskazany A. (...) zF..

Przekroje trzonéw kolkéw obydwu stron (zal. 2) s3 identyczne i maja ksztalt réwnoramiennego krzyza, a nie
gwiazdy jak we wzorze uprawnionego (ramie gwiazdy jest zakonczone ostro, tj. stanowia je dwie linie wychodzace
z wierzcholka, a ramie krzyza jest zakonczone odcinkiem, a nie wierzcholkiem). Kolek pozwanego ma trzy groty w
jednej plaszczyznie, a ponizej duzo mniejszy grot w plaszczyZnie prostopadlej. Gtéwka kotka powoda jest kolem, a
pozwanego owalem (ew. elipsg, jesli wewnatrz owalu da sie ustali¢ dwa ogniska takie, iz suma odleglosci dowolnego
punktu z brzegu owalu do ognisk jest stala). Gorne ramiona grotow tworza kat ostry, w kotku powoda nieco mniejszy
(ostrzejszy), co najlepiej widac na przykladzie gornego grota. Dolne ramiona tworza kat rozwarty, w kotku powoda
takze nieco mniejszy.

Juz po zarzuceniu przez powoda naruszenia wzoru przemystowego pozwany wprowadzil do obrotu kolki
dodatkowaymi dwoma duzymi grotami w plaszczyznie prostopadlej do plaszezyzny pozostatych grotow oraz drugim
malym grotem prostopadlym do pierwszego malego grota (zal. 4).

Opakowania pozwanego (zal. 7b) i G. (zal. 7a) sg przezroczyste tylko z jednej strony, a z drugiej zawieraja
rysunki kotkéw bez owego czwartego malego grota w plaszczyznie prostopadlej. Opakowanie powoda (zal. 7¢) jest
przezroczyste z obydwu stron. Wszystkie opakowania sa w tonacji zielonej. Opakowania stron jednoznacznie i



wyraznie wskazuja podmiot wprowadzajacy do obrotu, tj. G. P. (powo6d) i (...) Sp. z 0.0. (pozwany). Natomiast
opakowanie (...) eksponuje te wlasnie marke, a nazwa A. (...) jest duzo mniej widoczna.

Powyzszy stan faktyczny sad ustalil w oparciu o o§wiadczenia stron (art. 229 i 230 K.p.c.), powolane wyzej niesporne
dokumenty oraz dowdd z ogledzin kolkéw i opakowan.

Sad zwazyl, co nastepuje:

Dopdki powodowi przystuguja prawa z rejestracji wzoru przemystowego, sad jest zwigzany decyzja UP i ocenia jedynie,
czy w wytworze pozwanego zostal zastosowany wzor zarejestrowany przez powoda (art. 105.3 p.w.p.). Sad nie ma
prawa do oceny, czy istnialy warunki do rejestracji wzoru, tj. czy spelnial on wymdg nowosci i indywidualno$ci
(art. 102.1 p.w.p.). Uniewaznienie jakiegokolwiek z praw wlasno$ci przemyslowej oznacza, ze wykonywanie praw z
rejestracji byto od poczatku bezprawne i rodzi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza uprawnionego za szkody wynikle
z wykonywania praw wyniklych z rejestracji, nawet je$li wykonywanie to odbywato sie w oparciu o prawomocne
orzeczenie (art. 415 K.c.). Niemniej jednak dopdoki UP nie uniewazni prawa z rejestracji powodowi przyshluguje
prawo wylaczne, nawet jesli wzoér nie odznacza sie indywidualnym charakterem. Dopuszczenie do oceny zasadnoSci
rejestracji w procesie o naruszenie wzoru prowadziloby do sprzecznych orzeczen co do tego samego wzoru.

Niemniej jednak wadliwy (j. niespelniajacy wymogéw p.w.p. i wydanego na jego podstawie § 5 rozp. Prezesa RM
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgloszen wzoréw przemystowych [Dz.U.2002.40.358], oznaczanego dalej
jako rozp. wyk.) opis wzoru przemystowego moze utrudnié¢ lub nawet uniemozliwi¢ egzekwowanie prawa wylgcznego,
gdyz sad badajac, czy doszlo do jego naruszenia, poréwnuje wyrdb naruszajacego z ilustracja i wyjasniajacym go
opisem (art. 108.1 p.3 p.w.p.). Wszelkie niejasnoéci ilustracji lub opisu dzialaja na niekorzy$¢ uprawnionego jako
odpowiedzialnego za tres¢ zgloszenia. Zgloszenie powoda jest tak niejasne, iz prawdopodobnie uniemozliwia ochrone.
Wskazane przez uprawnionego cechy istotne (§ 5.2 p.4 rozp. wyk.) nie wyr6zniaja zadnego wzoru. Dostosowanie
do mocowania réznych materiatlow do réznych podlozy nie jest cecha wyrozniajaca. Uprawniony jako ceche istotng
wskazal takze material odporny na zmiany atmosferyczne i promieniowanie UV, lecz nie wskazal jaki to material
(tj. rodzaj polimeru). Na podstawie § 5.2 p.4 rozp. wyk. cechami istotnymi sg tylko cechy wymienione po wyrazach
"cechy istotne wzoru przemystowego", tj. opisane wylacznie w ostatnim akapicie opisu. Cechy te w ogdle nie opisuja
ksztaltu kotka. Tymczasem w $wietle ilustracji to ksztalt ma odrézniaé¢ kolki uprawnionego od innych kotkéw. Brak
opisu ksztaltu jako cechy istotnej uniemozliwia wyodrebnienie kotkoéw zawierajacych zastrzezony wzor.

W opisie uprawniony wskazal, iz kotki wg zgloszonego wzoru - w przeciwienistwie do innych wzoréw - prawidlowo
mocuja do podloza, tj. nie wysuwaja sie z podloza. Natomiast kolki wg innych wzoréw odksztalcaja sie i tamig podczas
montazu, a w szczegblnosci groty odpadaja od trzonu. Uprawniony zamiast opisaé swoj wzdr zamiedcil w opisie
negatywna reklame konkurencji.

Nawet w razie uznania drugiego akapitu opisu za opis cech istotnych kolki pozwanego nie zawieraja zastrzezonego
wzoru. Przede wszystkim dodatkowy, czwarty maly grot w plaszczyZnie prostopadlej do trzech podstawowych
przesadza, iz wzbr zastosowany przez pozwanego nie jest zastrzezonym wzorem. Jak wskazano w opisie stanu
faktycznego przekroj trzonu jest krzyzem, a nie gwiazda.

W sprawach o naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemyslowego sad poréwnuje wyrdb naruszajacego z wzorem,
a nie z wyrobem uprawnionego. Okoliczno$¢, iz sam uprawniony nie korzysta ze swojego wzoru, lecz stosuje trzon
o przekroju krzyza, nie moze oznacza¢ naruszenia prawa wylacznego. Uprawniony nie zarzucal pozwanemu czynu
nieuczciwej konkurencji w postaci nas§ladowania jego wyrobdow.

Powdd zarzucil czyn nieuczciwej konkurencji w postaci opakowania naruszajgcego znak towarowy powoda. Jednakze
OHIM odmoéwit rejestracji znaku dla kolkéw z tworzyw sztucznych. Zarejestrowanie znaku dla uslug reklamowych
nie oznacza przyznania powodowi prawa wylacznego na reklamowanie kotkéw wizerunkiem kotka. Taka rejestracja
oznacza prawo $wiadczenia ustug reklamowych pod znakiem kolka. W tym zakresie kolek rzeczywiScie ma moc



odrozniajaca. Sadowi nie s3 znane podmioty Swiadczace uslugi reklamowe i wystepujace w obrocie pod logo
zawierajacym trojwymiarowy kolek.

Wg pozwu pozwany swoim opakowaniem dokonal czynu nieuczciwej konkurencji wylacznie ze wzgledu na
zamieszczenie na opakowaniu znaku powoda. Dopiero na posiedzeniu 2 grudnia 2014r. powod podnidsl, iz
opakowanie wprowadza nabywcow w blad, gdyz widzac na opakowaniu kotek powoda sadza, iz kupuja kotki powoda
[k.180 31m], tj. zarzucil czyn z art. 10 u.z.n.k. Opakowanie pozwanego (zal. 7b) rzeczywiécie zawiera rysunek kotka
z trzema grotami (bez czwartego matego grota charakterystycznego dla kotkow pozwanego). Jednakze sad podziela
opinie OHIM, iz w odniesieniu do kolkéw wizerunek kotka nie ma zadnej mocy odrézniajacej. Jezeli powod zamierzal
przywiaza¢ nabywcow do swoich kotkow, to powinien uzyé bardziej wyr6zniajacego sie oznaczenia.

Powo6d wnidst o §wiadkoéw na okoliczno$é, iz nabywey kupowali w sklepach (...) kotki pod marka G. sadzac, iz kupuja
kolki powoda, a nastepnie byli rozczarowani jako$cig zakupionych kolkéw. Nie mozna wykluczyé, iz niektérzy z
klientéw (...) nie zauwazyli, ze sie¢ w miejsce kotkéw G. P. wprowadzila kolki G.. Nie oznacza to wprowadzenia w
blad, a jedynie oznacza, ze nabywcy kotk6w nie zwracajg uwagi na ich marke. Opakowanie G. niewatpliwie nie jest
opakowaniem nasladowczym w stosunku do opakowania powoda. Obydwa sa w tonacji zielonej charakterystycznej (a
tym samym bez mocy odr6zniajacej) dla brazy akcesoriow ogrodowych, lecz na tym podobienistwa sie koncza. Obydwie
marki sa wyeksponowane i klient zwracajacy uwage na marke nie ma problemu z odréznieniem obydwu opakowan.
Ponadto pozwany nie odpowiada za opakowania narzucone mu przez zamawiajacego ( (...) lub A. (...) dzialajacy wg
powoda na rzecz (...)). W tym przypadku pozwany nie zostal ujawniony jako wytworca i za wprowadzanie kotkéw w
tych opakowaniach do obrotu odpowiada wylacznie podmiot wystepujacy pod marka G.. Jezeli jacy$ klienci zostali
wprowadzeni w blad, to nie przez pozwanego, lecz przez (...) - i raczej nie przez opakowanie, lecz przez umieszczenie
kolkéw nowego dostawcy na polce, na ktdrej wezedniej byly kotki powoda. Dlatego sad pominal dowod z przestuchania
klientow, ktdrzy zostali wprowadzeni w blad.

Poniewaz pozwany ani nie naruszyl prawa wylacznego z rejestracji wzoru przemyslowego, ani nie dokonal czynu
nieuczciwej konkurecji, sad oddalil powodztwo bez badania korzySci pozwanego ze sprzedazy kotkow.

koszty

Na podstawie art. 98 K.p.c. pozwanemu przystuguje zwrot kosztow zastepstwa w wysokoSci 1,75 stawki minimalnej.



